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1. DENIC fiihrt Anfang Dezember Redemption Grace
Period fiir deutsche Landerdomain .de ein

Karenz schitzt Domaininhaber kiinftig vor ungewolltem
Domainverlust

,Mit Wirkung vom 3. Dezember 2013 wird die DENIC
eG, die zentrale Registrierungsstelle und technische
Betreibergesellschaft der deutschen Top Level Domain
.de, fur alle Domains mit deutscher Landerendung ein
Karenzverfahren einfihren, das Domaininhaber vor
dem ungewollten Verlust inrer Domain durch eine verse-
hentliche L6schung schitzt.

Nach dem neuen Verfahren werden .de-Domains, flr
die Domaininhaber einen Lo&schauftrag erteilen, zu-
kinftig nicht mehr unwiederbringlich geldscht. Vielmehr
schliet sich an die Léschung zunachst eine Karenz-
zeit von 30 Tagen an: die sogenannte Redemption
Grace Period (kurz RGP). Innerhalb dieser Zeitspan-
ne kann die betreffende Domain nur im Auftrag des
vormaligen Domaininhabers erneut registriert werden.
Die Karenz ermoglicht es dem bisherigen Domaininha-
ber, die Loschung der Domain rickgangig zu machen,
indem er die Domain durch seinen Provider wiederher-
stellen lasst (RESTORE). Erst wenn nach Ablauf der
30-tagigen Karenz keine Wiederherstellung erfolgt ist,
steht die Domain zur Neuregistrierung durch jeden In-
teressierten zur Verfliigung. Eine ahnliche Regelung gilt
aktuell auch bereits bei den Registrierungsstellen ande-
rer Top Level Domains.

Der RESTORE einer Domain wird fir den im Kun-
denauftrag handelnden Provider mit Kosten verbun-
den sein, sodass gegebenenfalls mit der Weitergabe
dieser Kosten an den Domaininhaber zu rechnen ist.
Befindet sich eine .de-Domain nach Einfihrung von
RGP in der Karenz, so wird eine entsprechend lau-
tende Statusmeldung Uber die DENIC-Informati-
onsdienste (whois) auf www.denic.de ausgegeben.
Infolge dieser MaRnahmen gelten fir .de-Domains
kinftig geanderte Registrierungsrichtlinien. Die neuen
DENIC-Domainrichtlinien fir .de-Domains werden mit
Datum des Betriebsgangs von RGP, dem 3. Dezem-
ber 2013, unter dem Link http://www.denic.de/domains/
allgemeine-informationen/domainrichtlinien.html dauer-
haft veroffentlicht.”

Quelle: DENIC

2. ,Version 2014“ der 10. Ausgabe der Nizzaer Klas-
sifikation am 01.01.2014 in Kraft getreten

Am 1. Januar 2014 ist die ,Version 2014“ der 10. Aus-
gabe der Nizzaer Klassifikation (NCL 10-2014) in Kraft
getreten.

In Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt
anzuwendende Fassung der Klasseneinteilung und der
alphabetischen Listen der Waren und Dienstleistungen
auf Grundlage der Nizzaer Klassifikation wurde am 11.
Dezember 2013 im Bundesanzeiger bekannt gemacht:

Bekanntmachung der Klasseneinteilung und der alpha-

betischen Listen der Waren und Dienstleistungen ge-
maR § 19 der Markenverordnung

Quelle: DPMA

3. DPMA: Anpassung der Begriffe der Klasseniiber-
schriften der Nizzaer Klassifikation

,Die Klassenlberschriften der Nizzaer Klassifikation
wurden daraufhin Gberprift, ob die Oberbegriffe hinrei-
chend klar und eindeutig sind, damit die zustandigen
Behdrden und auch die Wirtschaftsteilnehmer allein
auf ihrer Grundlage den Umfang des Markenschutzes
bestimmen koénnen (gemafll dem Urteil des EuGH in
Sachen ,IP Translator, C-307/10 vom 19. Juni 2012).
Im Ergebnis werden einige Begriffe dieser Klasseniber-
schriften als zu unbestimmt angesehen (Uberblick hier):

1. Begriffe, die in ihrer Ganze nicht mehr zulassig sind

° Klasse 6: ,Waren aus Metall, soweit sie nicht in an-
deren Klassen enthalten sind*

e Klasse 7: ,Maschinen (wie bisher)

e Klasse 20: ,Waren, soweit sie nicht in anderen
Klassen enthalten sind, aus Holz, Kork, Rohr, Bin-
sen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein,
Schildpatt, Bernstein, Perimutter, Meerschaum und
deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen®

e Klasse 37: ,Reparaturwesen® (wie bisher) und ,In-
stallationsarbeiten®

e Klasse 45: ,Von Dritten erbrachte persénliche und
soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Be-
durfnisse*

Da die vorstehend genannten Begriffe nicht mehr zulds-
sig sind, gilt fir diese klinftig Folgendes:

e Die Warenbegriffe der Klassen 6 und 20 sind durch
konkrete Waren, welche der jeweiligen Klasse zu-
geordnet werden kénnen, zu ersetzen.

e Im Fall der ,Maschinen® (Klasse 7) ist deren Ver-
wendungszweck anzugeben.

e Den Dienstleistungsbegriffen ist hinzuzufiigen, fur
welche Waren oder Warengruppen (Klasse 37)
die Dienstleistung erbracht wird bzw. um welche
Dienstleistung es sich konkret handelt (Klasse 45).

2. Begriffe, die teilweise nicht mehr zulassig sind

° Klasse 14: ,Edelmetalle und deren Legierungen so-
wie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren,
soweit nicht in anderen Klassen enthalten®

e Klasse 16: ,Papier, Pappe (Karton) und Waren
aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen
Klassen enthalten sind*

° Klasse 17: ,Kautschuk, Guttapercha, Gummi, As-
best, Glimmer sowie Waren daraus, soweit sie nicht
in anderen Klassen enthalten sind*“

Diese Begriffe sind nur teilweise unzulassig! Die unzu-
Iassigen Begriffsbestandteile


http://www.denic.de/domains/allgemeine-informationen/domainrichtlinien.html
http://www.denic.de/domains/allgemeine-informationen/domainrichtlinien.html
http://www.denic.de/de/denic-im-dialog/pressemitteilungen/pressemitteilungen/3777.html
http://www.dpma.de/docs/service/klassifikationen/nizza/nizza_klassifikation_bundesanzeiger.pdf
http://www.dpma.de/docs/service/klassifikationen/nizza/nizza_klassifikation_bundesanzeiger.pdf
http://www.dpma.de/docs/service/klassifikationen/nizza/nizza_klassifikation_bundesanzeiger.pdf
http://www.dpma.de/service/klassifikationen/nizzaklassifikation/index.html
http://www.dpma.de/marke/markenschutz/klassifikation/klassenueberschriftendernka/index.html
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e ,daraus hergestellte und damit plattierte Waren, so-
weit nicht in anderen Klassen enthalten®,

e Waren aus diesen Materialien, soweit nicht in an-
deren Klassen enthalten” bzw.

e  Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen
enthalten sind”

sind kuinftig durch konkrete Waren, welche der jeweiligen
Klasse zugeordnet werden kdnnen, zu ersetzen.

3. Begriffe, die kiinftig zulassig sind
° Klasse 8: ,handbetatigte Gerate*

Dieser Begriff wurde von den an der Harmonisierung teil-
nehmenden Markenamtern der Europaischen Union als
unbedenklich beurteilt. Er ist kiinftig auch ohne Angabe
des Verwendungszwecks bei uns zuldssig.”

Sonstige Anderungen
Quelle: DPMA

4. Maximaler Schutzumfang der Markenanmeldung
bei geringem Schreibaufwand — die ,,Class Scopes*

.Lange Zeit herrschte in Europa Rechtsunsicherheit, ob
die Verwendung einer der Klassenuberschriften der Niz-
zaer Klassifikation Schutz fur die gesamte Klasse ver-
schafft; das HABM hatte diese Frage bejaht (Mitteilung
4/03 des Prasidenten des HABM vom 16. Juni 2003)
wahrend die Klassenuberschriften im DPMA nach ih-
rem Wortlaut ausgelegt wurden und nicht per Definition
samtliche Waren oder Dienstleistungen der betreffenden
Klasse umfassten.

In dem Fall P _Translator® (C-307/10) hat der EuGH
entschieden, dass die Waren oder Dienstleistungen, fir
die Markenschutz beantragt wird, vom Anmelder so klar
und eindeutig anzugeben sind, dass die zustéandigen Be-
hérden und die Wirtschaftsteilnehmer allein auf dieser
Grundlage den Umfang des Markenschutzes bestimmen
konnen. Daraufhin hat das HABM seine Praxis zu den
Klassenuberschriften der Nizzaer Klassifikation gean-
dert (Mitteilung 2/12 des Prasidenten des HABM vom
20. Juni 2012).

Aufgrund ihrer Ausrichtung und Ausfihrlichkeit sind die
Class Scopes ein Mittel, praktisch Schutz fiir eine kom-
plette Klasse der Nizzaer Klassifikation zu erlangen, und
zwar nicht mittels behoérdlicher Anordnung, sondern weil
die Class Scopes aus Oberbegriffen bestehen, die nach
ihrer begrifflichen Bedeutung alle Waren und Dienstlei-
stungen umfassen, die ihnen in der jeweiligen Klasse
untergeordnet sind. Bei der Erarbeitung der Taxonomy
wurde eine entsprechend hohe Sorgfalt aufgewendet,
damit die in ihnen vorgenommene Aufteilung die jeweili-
ge Klasse tatsachlich ausschopft.

Die Class Scopes in der deutschen Version kénnen
als PDE-Datei heruntergeladen werden. Sie finden sich
auch in der Datenbank TMClass (tmdn.org) und werden
sichtbar, wenn man in der Klassenstruktur der Taxono-
my mit dem Mauszeiger Uber dem Titel einer Klasse ver-
harrt.

Das DPMA wird die Verwendung der deutschen Fas-

sung der Class Scopes, wie sie hier veroffentlicht sind,
in Waren-/Dienstleistungsverzeichnissen akzeptieren.
Der Anmelder hat also die Mdglichkeit, ohne grof3en
Schreibaufwand und natirlich auch ohne grofRe intel-
lektuelle Befassung mit der Klassifikation, einen maxi-
malen Schutz fir die jeweilige Klasse zu erlangen, bei
Wahl aller Class Scopes fir alle 45 Klassen also Schutz
Lpraktisch® fur samtliche derzeit bekannten Waren und
Dienstleistungen zu bewirken.

Hinzuweisen ist allerdings darauf, dass nach deutscher
Rechtsprechung auch die Class Scopes durch ihren
Wortlaut bestimmt werden. Sollten Waren oder Dienstlei-
stungen existieren, die sich nicht unter die Oberbegriffe
der Class Scopes subsumieren lassen, so besteht kein
Schutz fur diese Waren oder Dienstleistungen. Eine sol-
che Luckenhaftigkeit der Class Scopes kann z.B. auch
durch die deutsche Ubersetzung entstanden sein, die mit
der englischen Ausgangsfassung nicht véllig kongruent
ist. Es wird hier also keine Garantie daftr ibernommen,
dass auch wirklich alle Waren oder Dienstleistungen der
jeweiligen Klasse unter diese Oberbegriffe fallen. Ange-
sichts mehrjahriger und sehr sorgfaltiger Arbeit an der
Taxonomy ist es aber jedenfalls ein extrem weitgehender
Schutz, der bei Verwendung der Class Scopes erlangt
werden kann.

Zu beachten ist, dass die Verwendung von Class Sco-
pes in einem Waren-/Dienstleistungsverzeichnis eine
.Momentaufnahme® darstellt. Sollten spater neue Wa-
ren oder Dienstleistungen auf dem Markt auftreten, die
durch die Oberbegriffe nicht umfasst sind, besteht fiir
diese kein Schutz. Auch spétere strukturelle Anderun-
gen der Nizzaer Klassifikation konnen nicht integriert
werden. Basis ist die jeweilige Ausgabe und Version der
Nizzaer Klassifikation auf dem Stand des Zeitpunkts der
Markenanmeldung.

In zwei Fallen sind die Class Scopes als ,offene” Tat-
bestande ausgelegt: Das betrifft einmal die ,Einzel- und
GroRRhandelsdienstleistungen in Bezug auf...“, zum an-
deren ,Installations-, Reinigungs-, Reparatur- und War-
tungsarbeiten in Bezug auf...“. Ohne eine Angabe kon-
kreter Produktbereiche waren diese Begriffe noch zu un-
bestimmt. Hier muss der Markenanmelder konkrete Wa-
ren oder auch Warenoberbegriffe bzw. Produktsektoren
eintragen (bei Nutzung der eKDB wird er aufgefordert,
Waren dieser Datenbank einzutragen). Ein Schutz fur
das gesamte Spektrum der Einzel-/Grof3handelsdienst-
leistungen bzw. des Reparaturwesens besteht in diesen
Fallen in der Regel nicht.”

Quelle: DPMA

Patent- und Sortenschutzrecht

5. WIPO-Bericht: China bleibt weiterhin Spitze

Die Weltorganisation fir geistiges Eigentum (WIPO) hat
am 9. Dezember 2013 ihren Bericht World Intellectual
Property Indicators 2013 veroffentlich. Danach ist die
Zahl der Patentanmeldungen im Jahr 2012 weltweit um
9,2 % gestiegen. Eine héhere Wachstumsrate wurde zu-
letzt vor Uber 18 Jahren erreicht. Auch im Jahre 2012
konnte das Chinesische Patentamt (SIPO) seine Positi-



http://www.dpma.de/marke/anmeldung/erforderlicheangaben/waren-unddienstleistungen/aenderungderklassifikationspraxis/dienstleistungenmiteinerangabevonwarenbereichen/index.html
http://www.dpma.de/marke/anmeldung/erforderlicheangaben/waren-unddienstleistungen/aenderungderklassifikationspraxis/begriffederklassenueberschriften/index.html
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-307%252F10&td=ALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=568757
http://www.dpma.de/docs/marke/class_scopes.pdf
https://www.tmdn.org/network/
http://www.dpma.de/marke/markenschutz/klassifikation/classscopes/index.html
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/941/wipo_pub_941_2013.pdf
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on als eines der wichtigsten Amter fiir geistiges Eigen-
tum unter Beweis stellen. So registrierte das SIPO 2012
- hinsichtlich der Patentanmeldungen - einen Anstieg
von etwa 24 % im Vergleich zum Vorjahr. In der Republik
China wurden aber 2012 nicht nur die meisten Patente
angemeldet, erstmals erwies sich China im internationa-
len Vergleich auch als starkste Kraft bei der Einreichung
von Patentantragen.

Quelle: WIPO Pressemitteilung v. 09.12.13 (endl.)

6. EPA vermeldet neue Hochstmarke an Patentan-
meldungen

Das Européaische Patentamt (EPA) hat fir das Jahr 2013
einen neuen Allzeithéchststand bei der Anzahl der Pa-
tentanmeldungen verzeichnet. Im abgelaufenen Kalen-
derjahr wurden insgesamt Uber 265.000 Patentantrage
gestellt, ein Zuwachs von 2,8 % im Vergleich zum Vor-
jahr. Ebenso stieg die Zahl der erteilten Patente: 2013
wurden 66.700 neue Schutzrechte zuerkannt. Im Jahre
2012 waren es noch 65.600.

.Die Zahlen untermauern die Bedeutung Europas als
Hochburg der weltweiten Innovation®, so EPA-Prasident
Benoit Battistelli.

Was die Herkunft der Patentanmelder betrifft, so hat sich
der Trend der vergangenen Jahre fortgesetzt. Die USA,
Japan, Deutschland, China und Sudkorea belegen wie
auch im Vorjahr die ersten 5 Platze.

Quelle: EPO Pressemitteilung v. 16.01.2014

7. EPA verstarkt Kooperation mit Mexiko

Das Europaische Patentamt (EPA) intensiviert seine
Kooperation mit dem Mexican Institute of Industrial
Property (IMPI). Nachdem dieses Bestreben bereits im
September 2013 durch eine bilaterale Kooperationsver-
einbarung festgehalten wurde, verstandigten sich Ver-
treter beider Institutionen auch persoénlich, im Rahmen
eines offiziellen Treffens in Mexico City, auf eine engere
Zusammenarbeit. Dem EPA ist daran gelegen, Erfah-
rungen im Bereich des Patenrechts auszutauschen und
zugleich an der Weiterentwicklung des mexikanischen
Patentsektors mitzuwirken.

Quelle: EPO News v. 03.02.2014 (engl.)

8. Der Ubersetzungsdienst Patent Translate ist voll-
standig

Der maschinelle Ubersetzungsdienst des Europaischen
Patentamts (EPA), Patent Translate, wurde kirzlich um
die letzte Gruppe von Sprachen erweitert und ist nun-
mehr — sogar ein Jahr friher als geplant — komplett.
Patent Translate umfasst Patentdokumente in 32 Spra-
chen, darunter alle 28 Amtssprachen der 38 Mitglied-
staaten der EPO sowie Chinesisch, Japanisch, Korea-
nisch und Russisch.

Dank der Vervollstandigung von Patent Translate kon-
nen 31 Sprachen direkt ins Englische sowie aus dem
Englischen Ubersetzt werden. Zudem hat das EPA die
Zahl der Sprachenkombinationen mit Deutsch bzw.

Franzosisch als Ausgangs- und Zielsprachen erhoht,
sodass nunmehr zwischen diesen beiden Sprachen und
27 anderen Sprachen eine Ubersetzung verfiigbar ist.

Quelle: EPO Pressemitteilung v. 17.12.2013

9. IP5-Amter veroéffentlichen statistischen Jahresbe-
richt 2012

Die fiinf weltgréRten Amter fiir geistiges Eigentum (IP5)
— namentlich das Europaische Patentamt (EPA), das
Japanische Patentamt (JPO), das US-Amerikanische
Patent- und Markenamt (USTPO), das Koreanische Amt
fur geistiges Eigentum (KIPO) und das Staatliche Amt
fur geistiges Eigentum der Volksrepublik China (SIPO)
—haben ihren gemeinsamen statistischen Jahresbericht
2012 verdffentlicht. Hieraus geht hervor, dass 2012 ins-
gesamt 1,9 Millionen Patentantrége bei den IP5-Amtern
eingereicht wurden, ein Plus von 11% im Vergleich zu
2011. Ebenso wurden 2012 etwa 17% mehr Patente er-
teilt als noch ein Jahr zuvor.

Quelle: EPO News v. 22.11.2013

10. IBM erhalt auch 2013 die meisten US-Patente

Der Patentdienstleister IFI CLAIMS hat seine aktuelle
Jahresstatistik betreffend Patent-Neuanmeldungen in
den USA verdffentlicht. Danach belegt der IT-Konzern
IBM mit 6809 neu angemeldeten Patenten nun schon
zum 21. Mal in Folge den ersten Rang. Im Vergleich
zum Vorjahr kann sich IBM Uber einen Zuwachs von
5 % freuen. Platz zwei belegt — wie auch schon 2012 —
Samsung. Den Sudkoreanern wurden letztes Jahr 4679
Patente erteilt. Insgesamt gab es wenig Bewegung auf
den ersten zehn Platzen der Rangliste.

Die Unternehmen Google und Apple konnten sich ihrer-
seits um einige Platze verbessern und sind erstmals un-
ter den ersten 20 zu finden. Mit 1851 erteilten Patenten
sowie Listenplatz 11 liegt Google dabei knapp vor Apple
mit 1775 erteilten Patenten und Listenplatz 13.

Die ersten deutschen beziehungsweise europaischen
Unternehmen nehmen die Platze 33 und 34 ein: Sie-
mens erhielt 2013 insgesamt 997 Patente, Bosch 945
Patente. Nicht nur die Zahl der Patente sei vergangenes
Jahr gestiegen, auch die Zahl der Antragsteller, namlich
um mehr als 4000 auf gut 60.000, sagte Mike Baycroft
von IFI Claims.

Quelle: heise online

11. DPMA: PPH Pilotprojekt mit Finnland abge-
schlossen

Das Deutsche Patent-und Markenamt (DPMA) sowie
das Nationalen Amt fir Patente und Registrierungen
von Finnland (NBPR) haben sich auf die Einfihrung
eines Patent Prosecution Highway (PPH) Pilotprojekts
verstandigt. Ab dem 14. Januar 2014 kénnen Patentan-
melder — auf Antrag — von einem beschleunigten Prif-
verfahren profitieren.

,Die Aktivitaten deutscher Unternehmen in Finnland ha-
ben in den letzen Jahren zugenommen. Vor diesem Hin-


http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2013/article_0028.html
http://www.epo.org/news-issues/press/releases/archive/2014/20140116_de.html
http://www.epo.org/news-issues/news/2014/20140203_de.html
http://www.epo.org/searching/free/patent-translate_de.html
http://www.epo.org/searching/free/patent-translate_de.html
http://www.epo.org/searching/free/patent-translate_de.html
http://www.epo.org/news-issues/press/releases/archive/2013/20131217_de.html
http://www.fiveipoffices.org/stats/statisticalreports/2012edition.html
http://www.fiveipoffices.org/stats/statisticalreports/2012edition.html
http://www.epo.org/news-issues/news/2013/20131122_de.html
http://ificlaims.com/index.php?page=misc_top_50_2013&keep_session=677951412
http://ificlaims.com/index.php?page=misc_top_50_2013&keep_session=677951412
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tergrund freut es mich besonders, dass wir das Natio-
nale Amt fiir Patente und Registrierungen von Finnland
(NBPR) nach dem britischen Patentamt (UK IPO) als
zweiten europdischen Partner fiir die Zusammenarbeit
bei der beschleunigten Priifung gewinnen konnten®, so
Cornelia Rudloff-Schéafer, Prasidentin des DPMA.

Quelle: DPMA Pressemitteilung v. 13.12.13

12. Zweiter Patentsenat am OLG Diisseldorf

Am Oberlandesgericht Disseldorf wurde ein weiterer
Senat mit einer Spezialzustandigkeit fir Patentrechts-
streitigkeiten eingerichtet. Neben dem 2. Zivilsenat be-
schaftigt sich kunftig auch der 15. Zivilsenat als Beru-
fungsgericht mit Patentrechtsstreitigkeiten, die zuvor er-
stinstanzlich vom Landgericht Dusseldorf beurteilt wer-
den. Die Leitung des neuen Patentsenats tibernimmt die
jungst zur Vorsitzenden Richterin am Oberlandesgericht
Dusseldorf ernannte Frau Ulrike VoR3.

In der Landeshauptstadt Dusseldorf werden europaweit
die meisten Patentverletzungsverfahren verhandelt. Be-
reits 2013 wurde am Landgericht Disseldorf eine dritte
Patentrechtskammer geschaffen.

Quelle: OLG Dusseldorf Pressemitteilung v. 20.01.2014

13. Patentstreit um Nespresso-Kaffeekapseln beige-
legt

Die Schweizer Nestlé-Tochter Nestec hat ihre Klage
im Patentrechtsstreit um die Nespresso-Kaffeekapseln
zurlckgezogen. Das Unternehmen war bislang ohne
Erfolg gegen zwei Konkurrenten aus der Schweiz vor-
gegangen, die gunstigere Kapseln fur die Nespresso-
Maschinen produzieren und vertreiben. So entschieden
die Richter am OLG Dusseldorf 2013 im Rahmen eines
Eilverfahrens, dass der Patentschutz die Verwendung
von Fremdkapseln nicht umfasst. Die erfinderische Lei-
stung spiegle sich in der Technik der Kaffeemaschinen
wider, nicht in den Kapseln.

Durch die Klagertiicknahme steht nunmehr fest, dass die
billigeren Kapseln von Fremdherstellern vertrieben und
mit dem Hinweis angepriesen werden dirfen, dass sie
fir Nespresso-Maschinen geeignet sind.

Nestec lie3 verkiinden, dass man zwar nicht den Stand-
punkt des Gerichts teile, es aber im Interesse des Unter-
nehmens sei, die Sache zu beenden.

Vgl. hierzu CIPReport 3/2013, S. 51 f.
Quelle: Handelsblatt

14. Apple vs. Samsung: Erster Teilerfolg fiir Apple
im zweiten groBen Patentverfahren

Der zweite grofle Patent-Prozess zwischen Samsung
und Apple wird aller Voraussicht nach ab Marz 2014 am
US-Bundesgericht Nord-Kalifornien stattfinden. Beide
Parteien berufen sich auf diverse Patentverletzungen
der jeweils anderen Seite. Vorab hat die vorsitzende
Richterin — Lucy Koh — Apple zu einem ersten Teilerfolg
verholfen: Zum einen stellte Richterin Koh eine eindeu-

tige Patentrechtsverletzung durch Samsung fest, zum
anderen erklarte sie ein von Samsung geltend gemach-
tes Patent flr ungultig.

Im Rahmen einer ersten grof3en gerichtlichen Auseinan-
dersetzung war Samsung jingst eine Schadensersatz-
zahlung von ungefahr einer Milliarde US-Dollar auferlegt
worden. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskraftig.

Laut Medienberichten ist ein aulRergerichtliches Vermitt-
lungsgesprach, fiir das sich Apple-Chef Tim Cook und
Samsung-Mobil-Chef J.K. Shin im Februar zusammen
gefunden hatten, gescheitert.

Quelle: heise online

15. Samsung schlieft Patentabkommen mit Google
und Ericsson

Das suidkoreanische Unternehmen Samsung ist mit dem
US-Internetkonzern Google sowie dem schwedischen
Netzausrlster Ericsson eine Kooperation eingegangen.

Samsung und Ericsson wollen nunmehr Patente flr
Netze und Gerate der Mobilfunk-Standards GSM,
UMTS und LTE miteinander teilen. Ericsson kann sich
Uber eine beachtliche Sonderzahlung und fortlaufende
Lizenzgebihren freuen. Insbesondere beendet das Ab-
kommen offiziell alle anhangigen Patentverfahren zwi-
schen den Parteien.

Samsung und Google verstandigten sich auf eine ge-
genseitige Nutzung von Patenten flir einen Zeitraum
von 10 Jahren.

Quelle: heise online

Designrecht

16. Zustandigkeit bei Gemeinschaftsmarkenverlet-
zung

Auf das Vorabentscheidungsersuchen des BGH erge-

hen folgende Schlussantrage des Generalanwalts Niilo
Jaaskinen:

1. Art. 93 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des
Rates vom 20. Dezember 1993 (ber die Gemein-
schaftsmarke ist dahin auszulegen, dass er es nicht
erlaubt, aus dem Ort der auf eine Gemeinschafts-
marke bezogenen Verletzungshandlung, die einem
der mutmallichen Verursacher dieser Verletzung
angelastet wird, eine gerichtliche Zustandigkeit
hinsichtlich eines anderen mutmaflichen Verur-
sachers dieser Verletzung herzuleiten, der selbst
nicht im Bezirk des angerufenen Gerichts tatig ge-
worden ist.

2. Art. 5 Nr. 3 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des
Rates vom 22. Dezember 2000 tber die gerichtliche
Zustandigkeit und die Anerkennung und Vollstrek-
kung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssa-
chen ist dahin auszulegen, dass er es erlaubt, aus
dem Ort, an dem sich der Schadenserfolg, dessen
Ursache einem seiner mutmaRlichen Verursacher
angelastet wird, verwirklicht hat, eine gerichtliche
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Zustandigkeit in Bezug auf einen anderen mutmal-
lichen Verursacher dieses Schadens herzuleiten,
der nicht im Bezirk des angerufenen Gerichts tatig
wurde.

Hilfsweise:

Art. 5 Nr. 3 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates
vom 22. Dezember 2000 Uber die gerichtliche Zustan-
digkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Ent-
scheidungen in Zivil- und Handelssachen ist dahin aus-
zulegen, dass er es nicht erlaubt, aus dem Ort des flr
den Schaden ursachlichen Geschehens, das einem der
mutmalfllichen Verursacher dieses Schadens angelastet
wird, oder aus dem Ort, an dem sich der Schadenserfolg
verwirklicht hat, eine gerichtliche Zustandigkeit in Bezug
auf einen anderen mutmallichen Verursacher dieses
Schadens herzuleiten, der nicht im Bezirk des angerufe-
nen Gerichts tatig wurde.

Urheberrecht

17. Europdische Konsultation zum Urheberrecht
verlangert

Mit der im Dezember 2013 eingeleiteten offentlichen
Konsultation zum Urheberrecht bezweckt die Europa-

ische Kommission, neue Impulse insbesondere bezlig-
lich territorialer Regeln im Binnenmarkt und der Harmo-
nisierung, Beschrankungen und Ausnahmen des Urhe-
berrechts im digitalen Zeitalter zu setzen. Der Konsulta-
tionszeitraum wurde bis Anfang Marz verlangert.

18. Einstieg bei VG Media

Zwecks kunftiger gemeinschaftlicher Wahrnehmung und
Durchsetzung der Urheber- und Leitungsschutzrechte
der privaten Medienunternehmen steigen - vorbehaltlich
der Freigabe des Kartellamts - zwolf Presseverleger als
Gesellschafter in die VG Media ein und libernehmen da-
bei 50% der Geschéftsanteile.



http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1213_de.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1213_de.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_de.htm
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Rechtsprechung in Leitsitzen

EuGH

1. Auslegung des Begriffs ,,Rechtfertigender Grund*
bei Benutzung eines einer bekannten Marke ahnli-
chen Zeichens

EuGH. Urt. v. 06.02.2014. C-65/12 — rechtfertigender
Grund

Leitsdtze

Art. 5 Abs. 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des
Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Gber die Marken
ist dahin auszulegen, dass sich der Inhaber einer be-
kannten Marke wegen eines ,rechtfertigenden Grundes*
im Sinne dieser Bestimmung gezwungen sehen kann,
zu dulden, dass ein Dritter ein dieser Marke ahnliches
Zeichen fir eine Ware benutzt, die mit derjenigen iden-
tisch ist, fir die die Marke eingetragen ist, wenn fest-
steht, dass dieses Zeichen vor Hinterlegung der Marke
benutzt wurde und dass seine Benutzung fur die identi-
sche Ware in gutem Glauben erfolgt. Um zu beurteilen,
ob dies der Fall ist, hat das nationale Gericht insbeson-
dere folgende Gesichtspunkte zu berticksichtigen:

- die Verkehrsdurchsetzung und den Ruf des Zei-
chens bei den betroffenen Verkehrskreisen,

- den Grad der Nahe zwischen den Waren und
Dienstleistungen, flir die das Zeichen urspriinglich
benutzt wurde, und der Ware, fir die die bekannte
Marke eingetragen ist, und

- die wirtschaftliche und handelsmafRlige Erheblich-
keit der Benutzung des der Marke ahnlichen Zei-
chens fur die fragliche Ware.

2. Zum Formerfordernis eines Anschlussrechtsmit-
tels

EuGH, Beschl. v. 30.01.2014, C-422/12 P — CLORAL-
EX/CLOROX

Leitsatz (red.)

Ein Anschlussrechtsmittel muss in einem gesonderten
Schriftsatz eingelegt werden, um dem Erfordernis des
Art. 176 Abs. 2 der Verfahrensordnung zu genigen.
Geschieht dies nicht, ist es als offensichtlich unzulassig
zuriickzuweisen.

3. Sind zwei in Frage stehende Marken einander
insgesamt unahnlich, ist die Verwechslungsgefahr
ausgeschlossen, unabhdngig davon, ob erhohte
Kennzeichnungskraft der dlteren Marke durch Be-
nutzung vorliegt

EuGH, Urt. v. 23.01.2014, C-558/12 P — WESTERN
GOLD/WeserGold und WESERGOLD

zur Vorinstanz EuG. Urt. v. 21.09.2012, T-278/10 — We-
sterngold siehe CIPReport 4/2012, S. 107

Leitsatze (red.)

1. Es ist gefestigte Rechtsprechung des EuGH, dass
die Anwendung von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der
Verordnung Nr. 207/2009 das Bestehen von Ver-
wechslungsgefahr voraussetzt: kumulativ muss
sowohl eine Identitat oder Ahnlichkeit der Anmel-
demarke mit der alteren Marke vorliegen als auch
eine ldentitdt oder Ahnlichkeit der von der Anmel-
demarke erfassten Waren oder Dienstleistungen
mit den Waren oder Dienstleistungen, fur die die
altere Marke eingetragen ist.

2. Stellt der EuG fest, dass zwei in Rede stehende
Marken insgesamt unahnlich sind, ist jede Ver-
wechslungsgefahr ausgeschlossen. Das eventuel-
le Vorliegen einer erhohten Kennzeichnungskraft
durch die Benutzung der alteren Marken kann die
fehlende Ahnlichkeit der fraglichen Marken nicht
kompensieren.

3. Nach standiger Rechtsprechung des EuGH setzt
die Zulassigkeit eines Antrags auf Auswechslung
der Begrundung insofern ein Rechtsschutzinteres-
se voraus, als der Antrag geeignet sein muss, der
Partei, die ihn gestellt hat, im Ergebnis einen Vor-
teil zu verschaffen. Dies kann der Fall sein, wenn
der Antrag auf Auswechslung der Begriindung ein
Verteidigungsmittel gegen ein vom Klager geltend
gemachtes Angriffsmittel darstellt.

4. Autonomie des Gemeinschaftsmarkensystems

EuGH, Urt. v. 12.12.2013, C-445/12 P — BASKAYA/Pas-
saia

Passala

altere Widerspruchsmarke

" BASKAYA

angemeldete Marke

Leitsatze (red.)

1. Im Widerspruchsverfahren kénnen ,altere Marken*
sowohl national als auch international registrierte
Marken sein.

2. DerBegriff der Benutzung der Gemeinschaftsmarke
wird im Gebiet der Union allein durch das Unions-
recht erschopfend geregelt, da die Regelung tber
Gemeinschaftsmarken ein autonomes System ist,
das aus einer Gesamtheit von Vorschriften besteht
und Zielsetzungen verfolgt, die ihm eigen sind, und
dessen Anwendung von jedem nationalen System
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unabhangig ist.

3. Das Deutsch-Schweizerische Ubereinkommen von
1892 — wonach eine ernsthafte Benutzung in der
Schweiz auch fiir Deutschland ausreicht — kann im
Widerspruchsverfahren vor dem HABM keine An-
wendung finden.

EuG

5. ,La qualité est la meilleure des recettes” nicht
eintragungsfahig fiir diverse Nahrungsmittel und
Getranke

EuG. Urt. v. 12.02.2014. T-570/11 — La qualité est la
meilleure des recettes

Leitsatze (red.)

1. Die Kiriterien fur die Beurteilung der Unterschei-
dungskraft sind fur alle Markenkategorien diesel-
ben. Sowohl fir Werbeschlagworte, Qualitatshin-
weise, Aufforderungen zum Kauf als auch fir alle
sonstigen Zeichen.

2. Die bloRe Tatsache, dass eine Marke von den an-
gesprochenen Verkehrskreisen als Werbeslogan
wahrgenommen wird und dass andere Unterneh-
men sie sich im Hinblick auf ihren anpreisenden
Charakter zu eigen machen konnten, reicht nicht
aus, um den Schluss zu ziehen, dass dieser Marke
die Unterscheidungskraft fehlt. Eine solche Marke
kann gleichzeitig als Werbeslogan und als Hinweis
auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren
oder Dienstleistungen wahrgenommen werden.

3. Der Umstand, dass ein Zeichen mehrere Bedeu-
tungen hat, ein Wortspiel darstellt oder als phan-
tasievoll, Uberraschend und unerwartet und damit
merkfahig aufgefasst werden darf, kann ihm Unter-
scheidungskraft verleihen, allerdings ist das Vorlie-
gen solcher Merkmale keine notwendige Voraus-
setzung fir die Feststellung der Unterscheidungs-
kraft eines Zeichens, das aus einem Werbeslogan
besteht.

6. Keine Verwechslungsgefahr zwischen “gold-
stiick” und “GOLDSTEIG” aufgrund mangeinder vi-
sueller, klanglicher und begrifflicher Ahnlichkeit

EuG, Urt. v. 29.01.2014, T-47/13 — goldstlick/GOLD-
STEIG

Leitsatze (red.)

1. Wortbestandteile einer Marke sind meist dann nicht
dominierend, wenn der enthaltene Bildbestandteil
wegen der Grofte und aufgrund zentraler Anord-
nung die Aufmerksamkeit der mafigeblichen Ver-
kehrskreise in gleichem Maf3e auf sich zieht wie der
Wortbestandteil.

2. Nach standiger Rechtsprechung kommt im Rah-
men der umfassenden Beurteilung der Verwechs-
lungsgefahr den bildlichen, klanglichen oder be-
grifflichen Aspekten der Zeichen nicht immer glei-

ches Gewicht zu; es sind demgemalf die objektiven
Umstande zu untersuchen, unter denen sich die
Marken auf dem Markt gegenuberstehen kénnen
(z.B. Art des Verkaufs der Ware).

7. Verwechslungsgefahr der angemeldeten Marke
»Rebella“ und der Widerspruchsmarke ,,.SEMBEL-
LA“ aufgrund bildlicher und klanglicher Ahnlichkeit

EuG. Urt. v. 23.01.2014, T-551/12 — Rebella/SEMBELLA

Leitsatz (nichtamtlich)

Die Unterscheidungskraft einer eingetragenen Marke
kann sich aus der Benutzung eines Teils einer einge-
tragenen Marke als deren Bestandteil oder aus der Be-
nutzung einer anderen Marke in Verbindung mit einer
eingetragenen Marke ergeben. In beiden Fallen genligt
es, dass infolge dieser Benutzung die angesprochenen
Verkehrskreise die betreffende Ware oder Dienstlei-
stung tatsachlich als von einem bestimmten Unterneh-
men stammend wahrnehmen.

8. Keine Eintragungsfihigkeit von “NORWEGIAN
BREAKAWAY” bzw. “NORWEGIAN GETAWAY” auf-
grund fehlender Unterscheidungskraft

EuG, Urt. v. 23.01.2014, T-514/12 — NORWEGIAN
BREAKAWAY

EuG, Urt. v. 23.01.2014, T-513/12 — NORWEGIAN GE-
TAWAY

Leitsatze (red.)

1. Es genugt, dass ein Zeichen beschreibend genutzt
werden kann, also zumindest in einer seiner mdg-
lichen Bedeutungen ein Merkmal der betreffenden
Dienstleistung bezeichnet, damit ein absolutes Ein-
tragungshindernis vorliegt.

2. Der Wortbestandteil “NORWGIAN” ist als adjektiv
beschreibend fiir die Dienstleistungen Kreuzfahr-
ten, den evtl. auch andere Wettbewerber nutzen
wollten, um den Bestimmungsort der von ihnen an-
gebotenen Reisen zu beschreiben.

3. Ein englischsprechender Verbraucher wird die Be-
griffe “BREAKAWAY” und “GETAWAY” als Ausdruk-
ke erkennen, die auf einen Kurzurlaub in Norwegen
Bezug nehmen.
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9. Die Anbringung eines Knopfes oder eines Fahn-
chens mittels eines Knopfes am Ohr eines Stofftiers
ist aufgrund mangeinder Unterscheidungskraft nicht
als Positionsgemeinschaftsmarke eintragungsfahig

EuG, Urt. v. 16.01.2014, T-433/12 & T-434/12 — Knopf
im Ohr

Leitsatze (red.)

1. Die feste Verbindung eines Metallknopfs (mit oder
ohne Fahnchen) mit dem Ohr eines Stofftiers flhrt
per se dazu, dass die Anmeldemarke mit dem Er-
scheinungsbild der gekennzeichneten Waren ver-
schmilzt.

2. Bei Knopfen und Fahnchen handelt es sich um fur
Stofftierfiguren Ubliche Gestaltungselemente. Sie
stellen bei der enormen Vielfalt bei Stofftieren, ihrer
grofRen Designvielfalt und zahllosen Unterschieden
in ihrer Gestaltung eines ihrer méglichen Erschei-
nungsbilder dar. Ein Knopf (mit oder ohne Fahn-
chen) in der Mitte des Ohrs kann nicht als auRerge-
wohnlich, d. h. als erheblich von der Norm oder der
Ublichkeit der Branche abweichend, angesehen
werden.

3. Neuheit oder Originalitéat sind fur die Beurteilung
der Unterscheidungskraft einer Marke keine maf3-
geblichen Kriterien; sie muss sich vielmehr we-
sentlich von den handelsiiblichen Grundformen der
betreffenden Ware abheben und darf nicht nur als
bloRe Variante dieser Formen erscheinen.

10. Beschreibender Charakter der Marke ,,Work-
flowPilot“ fiir Computerhardware und -software

EuG, Urt. v. 13.01.2013, T-475/12 — WorkflowPilot

Leitsatze (nichtamtlich)

1. Um eine Marke, die aus einer sprachlichen Neu-
schopfung oder einem Wort mit mehreren Bestand-
teilen besteht, als beschreibend im Sinne des Art. 7
Abs. 1 Buchst. ¢ der Verordnung Nr. 207/2009 an-
sehen zu kdnnen, geniigt es nicht, dass fiir jeden
dieser Bestandteile gegebenenfalls ein beschrei-
bender Charakter festgestellt wird. Ein solcher
Charakter muss auch fir die Neuschépfung oder
das Wort selbst festgestellt werden.

2. Eine Marke, die aus einer sprachlichen Neuschép-
fung oder einem Wort mit mehreren Bestandteilen
besteht, von denen jeder Merkmale der Waren oder
Dienstleistungen beschreibt, [...] ist selbst fir die
Merkmale dieser Waren oder Dienstleistungen im
Sinne des Art. 7 Abs. 1 Buchst. ¢ der Verordnung
Nr. 207/2009 beschreibend, es sei denn, [...] dass
die Neuschopfung oder das Wort infolge der Un-
gewoOhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die
genannten Waren oder Dienstleistungen einen Ein-

druck bewirkt, der hinreichend stark von dem ab-
weicht, der bei bloRer Zusammenfigung der ihren
Bestandteilen zu enthnehmenden Angaben entsteht,
und somit Uber die Summe dieser Bestandteile hin-
ausgeht.

11. Keine Eintragungsfidhigkeit eines Bonbons in
ovaler Form mit Vertiefung aufgrund fehlender Un-
terscheidungskraft

EuG, Urt. v. 12.12.2013, T-156/12 — Ovale Form

Leitsatze (red.)

1. Eine dreidimensionale Marke, die aus der Form der
Ware selbst besteht, wird von den mafgeblichen
Verkehrskreisen nicht notwendig in der gleichen
Weise wahrgenommen wie eine Wort- oder Bild-
marke, die aus einem Zeichen besteht, das vom
Erscheinungsbild der mit der Marke bezeichneten
Waren unabhangig ist, denn wenn grafische oder
Wortelemente fehlen, schlieRen die Durchschnitts-
verbraucher aus der Form der Waren oder der ihrer
Verpackung gewdhnlich nicht auf die Herkunft die-
ser Waren.

2. Im Allgemeinen wendet der Endverbraucher dem
auf der Ware oder ihrer Verpackung angebrach-
ten Etikett sowie dem Namen, dem Bild oder der
grafischen Gestaltung darauf eine grofRere Auf-
merksamkeit zu als allein der Warenform. Unter
Berucksichtigung der Ublichen Grof3e von Bonbons
ist es unwahrscheinlich, dass der Verbraucher den
genauen Formmerkmalen der Vertiefung auf der
Oberflache der Anmeldemarke Aufmerksamkeit
schenkt

12. Fehlende Unterscheidungskraft der Marke
»SMARTBOOK* fiir Computer und Software

EuG, Urt. v. 11.12.2013, T-123/12 - SMARTBOOK
Leitsatz (nichtamtlich)

Nach der Rechtsprechung haben die von Art. 7 Abs. 1
Buchst. ¢ der Verordnung Nr. 207/2009 erfassten be-
schreibenden Zeichen auch keine Unterscheidungskraft
im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b dieser Verordnung.
Umgekehrt kann einem Zeichen aus anderen Griinden
als wegen seines etwaigen beschreibenden Charakters
die Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1
Buchst. b fehlen.

Es besteht also zwischen dem Anwendungsbereich von
Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009
und dem von Art. 7 Abs. 1 Buchst. ¢ dieser Verordnung
eine gewisse Uberschneidung, wobei sich aber Art. 7
Abs. 1 Buchst. b von Art. 7 Abs. 1 Buchst. ¢ dadurch
unterscheidet, dass er alle Umstande erfasst, unter de-
nen ein Zeichen nicht die Waren oder Dienstleistungen
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eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen
zu unterscheiden vermag.

13. Verwechslungsgefahr der angemeldeten Marke
,Ganeder” und der Widerspruchsmarke , Ganter*
aufgrund visueller und klanglicher Ahnlichkeit bei
identischen Waren

EuG, Urt. v. 28.11.2013, T-374/09 — Ganeder/Ganter

Leitsatze (red.)

1. Schuhe sind Massenkonsumguter, die vom Ver-
braucher meist ohne spezielle Kenntnisse haufig
gekauft und verwendet werden, somit ist der Auf-
merksamkeitsgrad als durchschnittlich anzusehen
und nicht als erhdht.

2. Normalerweise schenkt der Verbraucher den
Wortanfangen einer Wortmarke gréRere Aufmerk-
samkeit, bei relativ kurzen Wortzeichen sind die
Bestandteile in der Mitte im Allgemeinen jedoch
ebenso wichtig wie die am Anfang und am Ende
des Zeichens.

14. Entscheidungen der Beschwerdekammer sind
mit Griinden zu versehen

EuG. Urt. v. 28.11.2013, T-34/12 — HERBA SHINE/Her-
bacin

Leitsatze (red.)

1. Auch wenn die Beweismittel, die der Widerspre-
chende zum Nachweis der ernsthaften Benutzung
der alteren Marke vorlegt, nicht in Frage gestellt
werden, entbindet dies die Instanzen des HABM
nicht von ihrer Pflicht, die Frage der ernsthaften
Benutzung zu prifen und die Beweiskraft der ge-
nannten Beweismittel zu analysieren.

2. Hat der Klager den Nachweisen nichts anzumer-
ken, bedeutet dies nicht, dass er sie auch aus-
driicklich anerkennt.

3. Von der Beschwerdekammer mussen samtliche
von der Klagerin vorgelegten Beweismittel beurteilt
werden. Werden Beweismittel zurlickgewiesen, ist
dies mit einer Begriindung zu versehen.

15. Beschreibender Charakter von ,,Matrix-Energe-
tics“ fiir alternative Heilmethoden

EuG, Urt. v. 21.11.2013, T-313/11 — Matrix-Energetics
Leitsatze (red.)

1. Das HABM wird durch die Veroffentlichung einer
Anmeldung nicht daran gehindert, der Eintragung
der fraglichen Marke eines der absoluten Eintra-
gungshindernisse gemafl Art. 7 der Verordnung
Nr. 207/2009 entgegenzuhalten, die zu jedem Zeit-
punkt des Eintragungsverfahrens geprift werden
kdénnen.

2. Das HABM kann in einem Anmeldeverfahren Be-
merkungen Dritter im Zusammenhang mit der An-
wendung eines der absoluten Eintragungshinder-

nisse gemal Art. 7 der Verordnung Nr. 207/2009
beriicksichtigen.

3. Bei unmittelbar beschreibenden Angaben genugt
es, wenn das Zeichen als beschreibende Angabe
verwendet werden kann. Das HABM hat nicht zu
beweisen, dass das angemeldete Zeichen bei An-
gaben im geschaftlichen Verkehr, insbesondere in
der Werbung, bereits gemeinhin beschreibend ver-
wendet wird.

4. Die Dienststellen des HABM mussen fiir die Pru-
fung, ob der Eintragung einer Marke absolute Ein-
tragungshindernisse gemaf Art. 7 Abs. 1 der Ver-
ordnung Nr. 207/2009 entgegenstehen oder eine
zuvor eingetragene Marke fur nichtig erklart werden
muss, auf den Anmeldetag abstellen. Dies schlief3t
jedoch nicht aus, dass die Dienststellen des HABM
gegebenenfalls Beweise spateren Datums als der
Anmeldung bericksichtigen kdnnen, soweit diese
Ruckschlusse auf die Situation zu diesem Zeitpunkt
zulassen.

16. Verwechslungsgefahr zwischen den Marken
»ancotel.“ und ,,ACOTEL“ fiir Telekommunikations-
dienstleistung

EuG, Urt. v. 21.11.2013, T-443/12 — ancotel./ACOTEL

ancotel. ACSITEL

altere Widerspruchsmarke

angemeldete Marke
Leitsatze (red.)

1. Die drei Buchstaben ,tel* verweisen auf den Be-
griff ,Telekommunikation* oder auf entsprechende
Begriffe in den verschiedenen Sprachen der Union
und somit auf die Beschreibung der vorliegend in
Rede stehenden Dienstleistungen der Telekommu-
nikation.

2. Selbst wenn die Verbraucherkreise aus Fachleuten
bestehen, die einen sehr hohen Aufmerksamkeits-
grad an den Tag legen, kann eine Verwechslungs-
gefahr nicht per se ausgeschlossen sein, sondern
es kommt immer auf eine umfassende Beurteilung
im Einzelfall an, bei der der Aufmerksamkeitsgrad
nur einer der verschiedenen Gesichtspunkte ist, die
zu bericksichtigen sind.

3. Auf klanglicher Ebene haben einander gegeniiber-
stehende Marken einen hohen Grad an Ahnlichkeit,
auf bildlicher Ebene ist eine durchschnittliche Ahn-
lichkeit festzustellen.

Markenrecht


http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=T-374%252F09&td=ALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=579194
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=T-34%252F12&td=ALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=578339
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=T-34%252F12&td=ALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=578339
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=T-313%252F11&td=ALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=578837
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=T-443%252F12&td=ALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=576440
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BGH

17. Die Werbung mit fremden Marken in AdWords ist
rechtswidrig, wenn die Vermutung nahe liegt, dass
es sich um ein Partnerunternehmen des Markenin-
habers handelt

BGH. Urt. v. 27.06.2013, | ZR 53/12 — Fleurop
OLG Braunschweig, Entsch. v. 07.03.2012, 2 U 104/11
LG Braunschweig, Entsch. v. 14.09.2011, 22 O 340/11

Leitsatz

Wird Internetnutzern anhand eines mit der Marke iden-
tischen oder verwechselbaren Schliisselworts eine An-
zeige eines Dritten gezeigt (Keyword-Advertising), ist
eine Beeintrachtigung der Herkunftsfunktion der Marke
zwar in der Regel zu verneinen, wenn die Anzeige in
einem von der Trefferliste eindeutig getrennten und ent-
sprechend gekennzeichneten Werbeblock erscheint und
selbst weder die Marke noch sonst einen Hinweis auf
den Markeninhaber oder die unter der Marke angebote-
nen Produkte enthalt. Liegt jedoch fiir den angesproche-
nen Verkehr aufgrund eines ihm bekannten Vertriebssy-
stems des Markeninhabers die Vermutung nahe, dass
es sich bei dem Dritten um ein Partnerunternehmen des
Markeninhabers handelt, ist die Herkunftsfunktion der
Marke bereits dann beeintrachtigt, wenn in der Werbe-
anzeige nicht auf das Fehlen einer wirtschaftlichen Ver-
bindung zwischen dem Markeninhaber und dem Dritten
hingewiesen wird (Fortfiihrung von BGH, Urteil vom 13.
Dezember 2012 - 1 ZR 217/10, GRUR 2013, 290 = WRP
2013, 505 - MOST-Pralinen).

BPatG

18. Signifikanter geschlechtsspezifischer Unter-
schied schlieBt unmittelbare Verwechslungsgefahr
aus

BPatG, Beschl. v. 18.12.2014, 29 W (pat) 14/12 — Cor-
dia/CORDIUS

Leitsatze (red.)

1. Die sich gegenuberstehenden identischen und
mittelgradig &hnlichen Dienstleistungen der Ver-
gleichsmarken richten sich an Fachkreise aus Han-
del, Wirtschaft und dem Finanzwesen, die bereits
berufsbedingt eine angemessene Sorgfalt walten
lassen, aber auch an den Durchschnittsverbrau-
cher, der Finanzdienstleistungen grundsatzlich mit
erhohter Aufmerksamkeit begegnet da sich auch
der Endverbraucher in der Regel erst nach gewis-
ser Priifung und Uberlegung fiir eine Kreditaufnah-
me entscheidet.

2. ,CORDIUS* und ,Cordia“ werden weder klanglich
noch schriftbildlich noch begrifflich &hnlich wahrge-
nommen, denn die angesprochenen Verkehrskreise
werden den signifikanten geschlechtsspezifischen
Unterschied zwischen den beiden Markenwdrtern
deutlich wahrnehmen, so dass eine unmittelbare
Verwechslungsgefahr ausscheidet.

19. EuGH-Vorlage: zur Verwechslungsgefahr zwisch-
en Kombinationsmarken und Buchstabenfolge

BPatG. Beschl. v. 16.12.2013. 30 W (pat) 12/12 — BGW
Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft/
BWG

Leitsatze

Dem Gerichtshof der Europaischen Union wird zur
Auslegung von Art. 4 Abs. 1 Buchstabe b der Richtli-
nie 2008/95/EG des Europaischen Parlaments und des
Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedsstaaten Uber die Marken vom 22. Oktober 2008
folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Ist Art. 4 Abs. 1 Buchstabe b der Richtlinie 2008/95/EG
dahin auszulegen, dass bei identischen und ahnlichen
Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr
fur das Publikum angenommen werden kann, wenn eine
unterscheidungskraftige Buchstabenfolge, die das alte-
re, durchschnittlich kennzeichnungskraftige Wort-/Bild-
zeichen pragt, in der Weise in das jungere Wortzeichen
eines Dritten Ubernommen wird, dass dieser Buchsta-
benfolge eine darauf bezogene beschreibende Wort-
kombination hinzugefiigt wird, die die Buchstabenfolge
als Abkurzung der beschreibenden Woérter erlautert?

20. Eintragungsfahigkeit der Marke ,,myJobs“ fiir
Waren und Dienstleistungen der Klasse ,,Werbung“

BPatG, Beschl. v. 27.11.2013, 29 W (pat) 523/12 — my-
Jobs

Leitsatze (red.)

1. Fur (sloganartige) Wortfolgen gelten fiir die Prifung
der Unterscheidungskraft dieselben Grundsatze
wie fur Wortzeichen.

2. Gerade wenn diese (sloganartigen) Wortfolgen
nicht nur in einer gewdhnlichen Werbemitteilung
bestehen, sondern eine gewisse Originalitdt oder
Pragnanz aufweisen, ein Mindestmal} an Interpre-
tationsaufwand erfordern oder bei den angespro-
chenen Verkehrskreisen einen Denkprozess aus-
I6sen, kénnen sie geeignet sein, den Verbraucher
auf die betriebliche Herkunft der in Bezug genom-
menen Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen.

21. Eintragungshindernis fiir ,for you*“ aufgrund
fehlender Unterscheidungskraft dieser schlagwort-
artigen Aussage

BPatG, Beschl. v. 13.06.2013, 30 W (pat) 83/11 — for you

Leitsatz

Versteht der Verkehr eine Wortfolge (hier: ,for you®) als
schlagwortartige Aussage, die lediglich seine Aufmerk-
samkeit wecken und auf die so gekennzeichnete Ware
(hier: Waren der Klassen 5, 29, 30 und 32) lenken soll,
so spricht dies nicht fiir, sondern gegen die marken-
rechtliche Unterscheidungskraft dieser Wortfolge (Ab-
weichung von BGH GRUR 1999, 1093 - FOR YOU).

Markenrecht


http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&Seite=4&nr=66283&pos=132&anz=568&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=d62eb220cbd9f13ab25d5bda74473964&nr=25615&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=d62eb220cbd9f13ab25d5bda74473964&nr=25615&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=560c07301fa9ead4a3e1cd96c4ebde8f&nr=25587&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=560c07301fa9ead4a3e1cd96c4ebde8f&nr=25587&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=560c07301fa9ead4a3e1cd96c4ebde8f&nr=25587&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://www.bundespatentgericht.de/cms/media/Entscheidungen/Eilunterrichtungen/Marken_Beschwerdesenat/2014/30012_12.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=26a61b8073dbcf9c1ab588d31ba36b67&nr=25530&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=26a61b8073dbcf9c1ab588d31ba36b67&nr=25530&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=eb74dd6fc9bb3fab27c4aa981190b178&nr=25451&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://www.bundespatentgericht.de/cms/media/Entscheidungen/Eilunterrichtungen/Marken_Beschwerdesenat/2013/30083_11.pdf
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22. Teilléschung der Marke ,,VINEA“ aufgrund klan-
glicher Ahnlichkeit zur dlteren Marke ,,NIVEA“

BPatG. Beschl. v. 06.06.2013, 30 W (pat) 550/11 —
VINEA/NIVEA

Leitsatz (red.)

Fir die Feststellung der Verwechslungsgefahr ist es
grundsatzlich ausreichend, dass nur in einer Richtung
Markenahnlichkeit besteht (klangliche oder begriffliche
Ahnlichkeit).

OLG

23. Zur Geschaftsfiihrerhaftung bei Markenverlet-
zungen

OLG Hamburg, Urt. v. 28.02.2014, 3 U 136/11
LG Hamburg, Entsch. v. 26.07.2011, 312 O 95/11

Leitsitze

1. Der Geschéftsfuhrer einer GmbH, der nach der
internen Geschaftsverteilung flir das operative
Geschaft zustandig ist, haftet nicht unter dem As-
pekt der Wiederholungsgefahr fir den marken-
rechtlichen Verstol3 der Gesellschaft, wenn er we-
der selbst gehandelt noch an der Handlung eines
Haupttaters teilgenommen hat noch - mangels
Kenntnis vom Rechtsverstol? - nach den Regeln
der Storerhaftung verantwortlich ist und ihm auch
kein Organisationsverschulden zur Last fallt. Die
Frage, ob eine behauptete Unwissenheit nur vor-
geschoben wird, um einer Haftung zu entgehen, ist
unter Wurdigung sémtlicher Umstande des Einzel-
falles zu beantworten. Eine Erstbegehungsgefahr
fur dem Geschéftsfiihrer zuzurechnende zukinfti-
ge VerstoRe besteht nicht, wenn er sein Verhalten
im Prozess als rechtmaflig verteidigt, nachdem
die Gesellschaft sich bereits vorgerichtlich strafbe-
wehrt unterworfen hat.

3.  Weitere Geschaftsfihrer, die nach der internen Ge-
schaftsverteilung nicht flr das operative Geschaft
der Gesellschaft zusténdig sind, haften im Hinblick
auf die inlandische Prasenz des operativ verant-
wortlichen Geschéftsfiihrers auch dann nicht fir
den markenrechtlichen VerstoR der Gesellschaft,
wenn sie sich dauerhaft im Ausland aufhalten.

24. Zur Befugnis der Urteilsveroffentlichung nach
einer Markenverletzung

OLG Frankfurt, Urt. v. 09.01.2014. 6 U 106/13 — Befug-
nis zur Urteilsverdéffentlichung nach Markenverletzung

LG Frankfurt, Urt. v. 10.04.2013, 2-6 O 607/12

Leitsatze

1. Ob im Rahmen der Verurteilung wegen einer Mar-
kenverletzung dem Klager eine Befugnis zur Verof-
fentlichung des Urteils (§ 19¢ MarkenG) zuzuspre-
chen ist, hangt von einer umfassenden Interessen-
abwagung ab. Dabei kdnnen neben der Eignung

der Veroffentlichung zur Stérungsbeseitigung auch
generalpraventive Gesichtspunkte bertcksichtigt
werden.

Art und Umfang der Verdffentlichung werden vom
Gericht nach pflichtgemaRem Ermessen bestimmt.
Wird daher gegen eine in erster Instanz angeord-
nete Veroffentlichungsbefugnis Berufung eingelegt,
kann das Berufungsgericht eine andere Art der Ver-
offentlichung bestimmen, ohne dass es hierzu einer
Anschlussberufung des Klagers bediirfte.

Markenrecht


http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=6bf8b9e80e47924b3366be13bc9ccac3&nr=25404&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=6bf8b9e80e47924b3366be13bc9ccac3&nr=25404&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://www.rechtsprechung-hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?doc.id=KORE217602013&st=ent&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/jportal/portal/t/xx6/page/bslaredaprod.psml?doc.hl=1&doc.id=KORE201652014&documentnumber=1&numberofresults=1310&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#focuspoint&utm_source=hootsuite&utm_campaign=hootsuite
http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/jportal/portal/t/xx6/page/bslaredaprod.psml?doc.hl=1&doc.id=KORE201652014&documentnumber=1&numberofresults=1310&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#focuspoint&utm_source=hootsuite&utm_campaign=hootsuite
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Rechtsprechung in Leitsitzen

EuGH

25. Kein zusatzliches Schutzzertifikat fiir Wirkstoff-
kombination

EuGH, Urt. v. 12.12.2013, C-443/12 — Actavis/Sanofi

Leitsatz

Art. 3 Buchst. ¢ der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai
2009 uber das erganzende Schutzzertifikat fir Arznei-
mittel ist unter Umstanden wie denen des Ausgangsver-
fahrens, wo fiir einen neuartigen Wirkstoff auf der Grund-
lage des ihn schiitzenden Patents und einer Genehmi-
gung flr das Inverkehrbringen eines ihn enthaltenden
Monopraparats bereits ein erganzendes Schutzzertifikat
erteilt worden war, das es dem Patentinhaber ermdg-
lichte, der Verwendung dieses Wirkstoffs allein oder in
Kombination mit anderen Wirkstoffen zu widersprechen,
dahin auszulegen, dass es nach dieser Bestimmung
nicht zuldssig ist, dem Inhaber auf der Grundlage des-
selben Patents, aber einer spateren Genehmigung fiir
das Inverkehrbringen eines anderen Arzneimittels, das
den genannten Wirkstoff zusammen mit einem anderen,
als solchem durch das Patent nicht geschitzten Wirk-
stoff enthalt, ein zweites erganzendes Schutzzertifikat
fir diese Wirkstoffzusammensetzung zu erteilen.

26. Kombination von Wirkstoff und Adjuvans ohne
arzneiliche Wirkung ist keine ,,Wirkstoffzusammen-
setzung“

EuGH. Beschl. v. 14.11.2013. C-210/13 — Glaxosmith-
kline Biologicals/ Comptroller General of Patents, De-
signs and Trade Marks

Leitsatz

Art. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai
2009 Uber das erganzende Schutzzertifikat fur Arznei-
mittel ist dahin auszulegen, dass, ebenso wie ein Adju-
vans nicht unter den Begriff ,Wirkstoff‘ im Sinne dieser
Bestimmung fallt, eine Kombination von zwei Stoffen,
von denen einer ein Wirkstoff mit eigenen arzneilichen
Wirkungen ist, wahrend der andere, ein Adjuvans, es er-
moglicht, diese arzneilichen Wirkungen zu verstarken,
jedoch selbst keine eigene arzneiliche Wirkung hat,
nicht unter den Begriff ,Wirkstoffzusammensetzung® im
Sinne dieser Bestimmung fallt.

27. Erste im EWR geltende Genehmigung fiir Lauf-
zeit des erganzenden Schutzzertifikats maBgeblich

EuGH. Beschl. v. 14.11.2013. C-617/12 — Astrazeneca
AB/Comptroller General of Patents, Designs and Trade
Marks

Leitsatze (gekiirzt)

Im Kontext des Europaischen Wirtschaftsraums ist
Art. 13 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 da-

hin auszulegen, dass eine verwaltungsrechtliche Ge-
nehmigung, die vom Schweizerischen Heilmittelinstitut
(Swissmedic) flr ein Arzneimittel erteilt wurde und die
automatisch in Liechtenstein anerkannt wird, als erste
Genehmigung fiir das Inverkehrbringen dieses Arznei-
mittels im Europaischen Wirtschaftsraum im Sinne die-
ser Bestimmung anzusehen ist, wenn diese Genehmi-
gung vor den Genehmigungen fiir das Inverkehrbringen
ergangen ist, die fir dasselbe Arzneimittel entweder von
der Europaischen Arzneimittel-Agentur oder von den
Behorden der Mitgliedstaaten der Europaischen Uni-
on gemal den Erfordernissen der Richtlinie 2001/83/
EG sowie von den Behdrden der Republik Island und
des Konigreichs Norwegen erteilt wurden. Hierbei ist
irrelevant, dass die Europaische Arzneimittel-Agentur
auf der Grundlage vergleichbarer klinischer Daten im
Gegensatz zur schweizerischen Behorde die Erteilung
einer Genehmigung fur das Inverkehrbringen des Arz-
neimittels nach Prifung der Daten verweigert hat oder
dass das Schweizerische Heilmittelinstitut die schweize-
rische Genehmigung ausgesetzt und erst spater wieder
in Kraft gesetzt hat, als der Inhaber der Genehmigung
ihm zusatzliche Daten vorgelegt hat.

BGH

28. Zur Formulierung der Aufgabe einer Erfindung
BGH, Urt. v. 13.11.2013, X ZR 79/12
BPatG, Urt. v. 24.01.2012, 1 Ni 10/10 (EP)

Leitsatze

Die Aufgabe oder das von der Erfindung zu I8sende
technische Problem ist durch Auslegung des Paten-
tanspruchs aus dem zu entwickeln, was die Erfindung
tatsachlich leistet. Aus der Funktion der einzelnen Merk-
male im Kontext des Patentanspruchs ist abzuleiten,
welches technische Problem diese Merkmale fir sich
und in ihrer Gesamtheit tatsachlich 16sen (BGH, Urteil
vom 15. April 2010 - Xa ZR 28/08, GRUR 2010, 607 Rn.
18 - Fettsdurezusammensetzung; Urteil vom 4. Febru-
ar 2010 - Xa ZR 36/08, GRUR 2010, 602 Rn. 27 - Ge-
lenkanordnung).

29. Zur Hohe von Rechtsanwaltskosten bei ei-
ner Abmahnung aus einem Gebrauchs- und Ge-
schmacksmuster

BGH. Urt. v. 13.11.2013. X ZR 171/12 — Einkaufskihl-
tasche

LG Augsburg, Urt. v. 06.06.2012, 72 S 4026/11
AG Augsburg, Urt. v. 08.09.2011, 17 C 2055/11

Leitsatze

1. Die Ermittlung des Werts eines Unterlassungs-
anspruchs wegen Verletzung eines gewerblichen
Schutzrechts erfordert eine Prognose, mit der so-
wohl der kiinftige Wert des Schutzrechts fur den
Anspruchsglaubiger als auch die Gefahrdung der
Realisierung dieses Werts durch den als Verletzer
in Anspruch Genommenen abgeschatzt wird.

Patent- und Gebrauchsmusterrecht


http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145527&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=175202
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144850&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=176273
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144850&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=176273
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144850&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=176273
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144849&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=176900
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144849&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=176900
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144849&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=176900
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=9216&Seite=15&nr=66718&pos=473&anz=546
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=bdf420ba674bee8a9c142d9ebb56c516&nr=23481&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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2. Die Geltendmachung einer Gebrauchsmuster- oder
Geschmacksmusterverletzung rechtfertigt flr sich
genommen noch nicht die Annahme, der Gegen-
stand der anwaltlichen Tatigkeit sei umfangreich
oder schwierig.

30. Uberwachungspflichten von Validierungsfristen
fiir Patente

BGH. Beschl. v. 29.10.2013. X ZB 17/12 — Bergbauma-
schine

BPatG, Beschl. v. 17.09.2012, 10 W (pat) 22/09

Leitsatze

1. Ein Anwalt muss durch allgemeine Anweisungen
sicherstellen, dass sein Buropersonal nicht eigen-
machtig im Fristenkalender eingetragene Fristen
andert oder l6scht. Dies gilt insbesondere dann,
wenn eine aullergewohnliche Verfahrensgestal-
tung Anlass zur Prifung gibt, ob die bereits ein-
getragenen Fristen maflgeblich bleiben oder nicht
(Bestatigung von BGH, Beschluss vom 20. Sep-
tember 2007 - | ZB 108/05, AnwBI 2007, 869 Rn. 5).

2. Diese Grundsétze sind auch fiir die Uberwachung
von Validierungsfristen fur ein Patent heranzuzie-
hen.

3. Eine an die mit der Fristiberwachung betrauten
Mitarbeiter der Kanzlei gerichtete Anweisung, alle
erkennbaren Probleme und Fragen mit dem verant-
wortlichen Anwalt zu klaren, reicht zur Erflllung der
sich daraus ergebenden Pflichten nicht aus.

31. Weiterverbreitung technischer Informationen
bei Verwendungsbegrenzung eines Handbuchs

BGH. Urt. v. 15.10.2013. X ZR 41/11 — Bildanzeigegeréat
BPatG, Urt. v. 11.11.2010, 2 Ni 31/09

Leitsatz

Wird dem Erwerber einer Vorrichtung ein Handbuch als
Begleitunterlage Uberlassen, steht es der Offenkundig-
keit der darin enthaltenen technischen Informationen
nicht entgegen, dass diese nach dem Willen des Ver-
aulerers nur fir einen bestimmten Zweck verwendet
werden durfen und eine Vervielfaltigung zu anderen
Zwecken untersagt ist (Fortfihrung von BGH, Urteil vom
15. Januar 2013 — X ZR 81/11, GRUR 2013, 367 — Mes-
selektronik fur Coriolisdurchflussmesser).

OLG

32. Aquivalente Patentverletzung bei offensichtli-
chem Ersatzmittel

OLG Dusseldorf, Urt. v. 07.11.2013, 2 U 29/12 — WC-
Sitzgarnitur

LG Disseldorf, Urt v. 23.02.2012, 4b O 284/10 — WC-
Sitzgarnitur

Leitsatze (red.)

Allein die fehlende ausdriickliche Erwahnung eines
leicht auffindbaren (oder an anderer Stelle erwahnten)
Austauschmittels in den Patentansprichen fiihrt noch
nicht zu einem Ausschluss des grundsatzlich zu gewah-
renden Aquivalenzschutzes. Es bedarf dafiir beson-
derer Umstande, die sich — wie auch sonst im Bereich
der subjektiven Rechte — aus einem erklarten Verzicht
des Berechtigten ergeben. Ihn festzustellen und fir die
Schutzbereichsbestimmung zu bericksichtigen, ist in
aller Regel, aber auch nur dann, gerechtfertigt, wenn
die Patentschrift erkennen lasst, dass der Anmelder das
von der angegriffenen Ausfiihrungsform benutzte nahe-
liegende Austauschmittel als gleichwirkende LOsungs-
moglichkeit fir die der Erfindung zugrunde liegende
Aufgabe erkannt, ungeachtet dessen aber einen Paten-
tanspruch formuliert hat, der dieses Ersatzmittel nicht
erfasst. Zwar kann die zu enge Anspruchsfassung im
Einzelfall auch auf einem bloRen Versehen oder einer
Fehleinschatzung von der Bedeutung des Anspruchs-
wortlauts beruhen und damit subjektiv nicht von einem
Verzichtswillen getragen sein. Wegen der erforderlichen
Rechtssicherheit fur Dritte muss der Patentinhaber je-
doch den auf einen Verzicht hindeutenden objektiven
Erklarungsgehalt der Patentschrift gegen sich gelten
lassen.

LG

33. Abzugsfahigkeit von Logistikkosten bei der Be-
rechnung des Verletzergewinns

LG Dusseldorf, Urt. v. 03.09.2013, 4a O 112/12

Leitsatze (red.)

1. Abzugsfahig vom Umsatz sind diejenigen Kosten,
die fur die Fertigung, Montage und den Absatz der
schutzrechtsverletzenden Ware, die auch im fin-
gierten Betrieb des Verletzten aus Anlass der Pa-
tentverletzung zusatzlich entstanden waren. Neben
den abzugsfahigen Einzelkosten kann der Verletzer
auch solche Kosten vom Gesamtumsatz abziehen,
die den schutzrechtsverletzenden Gegenstanden
unmittelbar zugeordnet werden koénnen (BGH,
GRUR 2001, 329 - Gemeinkostenanteil). Nicht
abzugsfahig sind diejenigen Kosten, die unabhan-
gig vom Umfang der Produktion und des Vertriebs
durch die allgemeine Unterhaltung des Betriebs
(,sowieso“) angefallen sind. Es genulgt nicht, dass
die auf Herstellung und Vertrieb der Verletzungsge-
genstande entfallenden Kosten rechnerisch exakt

Patent- und Gebrauchsmusterrecht
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ermittelt werden kénnen, vielmehr muss auch die
Annahme gerechtfertigt sein, dass diese Kosten
ohne die Schutzrechtsverletzung nicht entstanden
waren, d. h. auch Gemeinkosten kdnnen nur dann
vom Umsatzerlds abgezogen werden, soweit sie
den schutzrechtsverletzenden Gegenstanden un-
mittelbar zugeordnet werden kénnen.

2. Die Logistikkosten fir den Hin- und Rucktransport
der patentverletzenden Gegenstande sind nicht ab-
zugsfahig, wenn sie nicht ausschlieRlich fir den al-
leinigen Transport der patentverletzenden Gegen-
stande angefallen sind.

34. Kostenerstattung der Patentanwaltskosten bei
unberechtigter Mahnung

LG Dusseldorf, Urt. v. 22.10.2013, 4a O 14/13

Leitsatze (red.)

1. Die geltend gemachten Aufwendungen fur die Ho-
norare fUr rechts- und patentanwaltliche Tatigkei-
ten gehdren zum Schaden, den die unberechtigte
Schutzrechtsverwarnung dem zu Unrecht Abge-
mahnten zugefiigt hat.

2. Die zusatzliche Beauftragung eines Patentanwalts
neben einem Rechtsanwalt steht der Angemessen-
heit einer Kostenerstattung auch dann nicht ent-
gegen, wenn der Rechtsanwalt die Bezeichnung
.Fachanwalt fir gewerblichen Rechtsschutz* fiihrt.

3. Die gleichzeitige Beauftragung ist moglich und
geboten, um einen Angriff aus einem Patent um-
fassend unter dem Blickwinkel der Frage einer
Patentverletzung als auch der Frage nach dem
Rechtsbestand des Patents prifen zu lassen. Der
vermeintliche Verletzer ist nicht auf einen Verteidi-
gungseinwand beschrankt.

35. Auskunftsverpflichtung bei Nachbau (Sorten-
schutz)

LG Dusseldorf, Urt. v. 03.09.2013. 4a O 184/12

Leitsatze (red.)

Fur das Entstehen einer sortenschutzrechtlichen Aus-
kunftspflicht nach § 10a Abs. 6 SortG, Art. 14 Abs. 3,
6. Gedankenstrich GemSortV i.V.m. Art. 8 der Verord-
nung (EG) Nr. 1768/95 ist erforderlich, aber auch aus-
reichend, dass ein hinreichend konkreter Anhaltspunkt
daflr bestand, dass er abstrakt die Moglichkeit zu einem
Nachbau hatte. Hierfur genlgte der Besitz des entspre-
chenden Saatgutes.

Patent- und Gebrauchsmusterrecht
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Rechtsprechung in Leitsitzen

EuGH

36. Neues zur Auslegung der Gemeinschaftsge-
schmacksmusterVO

EuGH, Urt. v. 13.02.2014, C-479/12

Leitsatze

1.

Art. 11 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des
Rates vom 12. Dezember 2001 Uber das Gemein-
schaftsgeschmacksmuster ist dahin auszulegen,
dass es sich gegebenenfalls so verhalten kann,
dass ein nicht eingetragenes Geschmacksmuster
den in der Européischen Union tatigen Fachkreisen
des betreffenden Wirtschaftszweigs im normalen
Geschaftsverlauf bekannt sein konnte, wenn Abbil-
dungen dieses Geschmacksmusters an in diesem
Wirtschaftszweig tatige Handler verteilt wurden,
was das Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht
im Hinblick auf die Umstande der bei ihm anhangi-
gen Rechtssache zu beurteilen hat.

Art. 7 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung Nr. 6/2002 ist
dahin auszulegen, dass es sich gegebenenfalls
so verhalten kann, dass ein nicht eingetragenes
Geschmacksmuster, obwohl es Dritten ohne aus-
drickliche oder stillschweigende Bedingung der
Vertraulichkeit zuganglich gemacht wurde, den in
der Europaischen Union tatigen Fachkreisen des
betreffenden Wirtschaftszweigs im normalen Ge-
schéaftsverlauf nicht bekannt sein konnte, wenn es
nur einem einzelnen Unternehmen dieses Wirt-
schaftszweigs zuganglich gemacht wurde oder nur
in einem Ausstellungsraum eines aullerhalb des
Unionsgebiets ansassigen Unternehmens ausge-
stellt wurde, was das Gemeinschaftsgeschmacks-
mustergericht im Hinblick auf die Umstande der bei
ihm anhangigen Rechtssache zu beurteilen hat.

Art. 19 Abs. 2 Unterabs. 1 der Verordnung Nr.
6/2002 ist dahin auszulegen, dass der Inhaber ei-
nes geschutzten Gemeinschaftsgeschmacksmu-
sters nachzuweisen hat, dass die angefochtene
Benutzung das Ergebnis einer Nachahmung die-
ses Musters ist. Wenn jedoch das Gemeinschafts-
geschmacksmustergericht feststellt, dass der Um-
stand, dass die Beweislast den Inhaber dieses Ge-
schmacksmusters trifft, geeignet ist, die Beweisflih-
rung praktisch unméglich zu machen oder tiberma-
Rig zu erschweren, muss es, um die Einhaltung des
Effektivitatsgrundsatzes sicherzustellen, alle ihm
nach dem nationalen Recht zu Gebote stehenden
VerfahrensmalRnahmen ausschopfen, um diese
Schwierigkeit zu beheben, einschliellich gegebe-
nenfalls der Vorschriften des nationalen Rechts, die
eine Anpassung oder Erleichterung der Beweislast
vorsehen.

Die Verjahrung und die Verwirkung, die einer ge-
maf Art. 19 Abs. 2 und Art. 89 Abs. 1 Buchst. a der
Verordnung Nr. 6/2002 erhobenen Klage zur Ver-

teidigung entgegengehalten werden kénnen, unter-
liegen dem nationalen Recht, das unter Beachtung
des Aquivalenz- und des Effektivitatsgrundsatzes
angewandt werden muss.

Art. 89 Abs. 1 Buchst. d der Verordnung Nr. 6/2002
ist dahin auszulegen, dass Antrage auf Vernichtung
der rechtsverletzenden Erzeugnisse dem Recht,
einschliellich des internationalen Privatrechts, des
Mitgliedstaats unterliegen, in dem die Verletzungs-
handlungen begangen worden sind oder drohen.
Antrage auf Ersatz des durch die Handlungen des
Verletzers entstandenen Schadens sowie auf den
Erhalt von Auskinften tber diese Handlungen zum
Zweck der Bestimmung dieses Schadens unterlie-
gen gemalf Art. 88 Abs. 2 dieser Verordnung dem
nationalen Recht, einschliel3lich des internationa-
len Privatrechts, des angerufenen Gemeinschafts-
geschmacksmustergerichts.

Designrecht
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Rechtsprechung in Leitsitzen

EuGH

37. Keine offentliche Wiedergabe durch bloRe Ver-
linkung von Werken

EuGH, Urt. v. 13.02.2014., C-466/12

Leitsatze

1. Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG des Euro-
paischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai
2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des
Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in
der Informationsgesellschaft ist dahin auszulegen,
dass keine Handlung der 6ffentlichen Wiedergabe
im Sinne dieser Bestimmung vorliegt, wenn auf ei-
ner Internetseite anklickbare Links zu Werken be-
reitgestellt werden, die auf einer anderen Internet-
seite frei zuganglich sind.

2. Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29 ist dahin aus-
zulegen, dass er es einem Mitgliedstaat verbietet,
einen weiter gehenden Schutz der Inhaber eines
Urheberrechts vorzusehen, indem er zulasst, dass
die offentliche Wiedergabe Handlungen umfasst,
die Uber diese Bestimmung hinausgehen.

38. Schutz von Videospielen
EuGH, Urt. v. 23.01.2014, C-355/12
Leitsatze

1. Die Richtlinie 2001/29/EG des Europaischen Parla-
ments und des Rates vom 22.5.2001 zur Harmoni-
sierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und
der verwandten Schutzrechte in der Informations-
gesellschaft ist dahin auszulegen, dass der Begriff
,wirksame technische MaRnahme" iSd Art. 6 Ill der
Richtlinie auch technische Maflnahmen umfassen
kann, die hauptsachlich darin bestehen, nicht nur
den Trager, der das geschutzte Werk, wie das Vi-
deospiel, enthalt, mit einer Erkennungsvorrichtung
zu versehen, um das Werk gegen Handlungen zu
schitzen, die vom Inhaber des Urheberrechts nicht
genehmigt worden sind, sondern auch die tragba-
ren Gerate oder die Konsolen, die den Zugang zu
diesen Spielen und deren Benutzung sicherstellen
sollen.

2. Es ist Sache des nationalen Gerichts, zu prifen,

ob andere Vorkehrungen oder nicht in die Konso-
len eingebaute Vorkehrungen zu geringeren Beein-
trachtigungen oder Beschrankungen der Handlun-
gen Dritter fihren kénnten, dabei aber einen ver-
gleichbaren Schutz fiir die Rechte des Betroffenen
bieten konnten. Dazu sollten insbesondere die Ko-
sten fur die verschiedenen Arten technischer Maf3-
nahmen, die technischen und praktischen Aspekte
ihrer Durchflihrung und ein Vergleich der Wirksam-
keit dieser verschiedenen Arten technischer Maf3-
nahmen in Bezug auf den Schutz der Rechte des

Betroffenen beriicksichtigt werden, wobei diese
Wirksamkeit jedoch nicht absolut sein muss. Auf3er-
dem wird das nationale Gericht den Zweck der Vor-
richtungen, Erzeugnisse oder Bestandteile, die zur
Umgehung der genannten technischen MaRnah-
men geeignet sind, zu prifen haben. Dabei wird es
je nach den gegebenen Umstanden besonders auf
den Nachweis ankommen, in welcher Weise Dritte
diese Vorrichtungen, Erzeugnisse oder Bestand-
teile tatsachlich verwenden. Das nationale Gericht
kann u. a prifen, wie oft diese Vorrichtungen, Er-
zeugnisse oder Bestandteile unter Verletzung des
Urheberrechts tatsachlich verwendet werden und
wie oft sie zu Zwecken verwendet werden, die die-
ses Recht nicht verletzen.

39. Begriff der ,,Weiterverwendung“ eines wesentli-
chen Teils des Inhalts einer Datenbank

EuGH. Urt. v. 19.12.2013. C-202/12
Leitsatz

Art. 7 | der Richtlinie 96/9/EG des Europaischen Par-
laments und des Rates vom 11.3.1996 Uber den recht-
lichen Schutz von Datenbanken ist dahin auszulegen,
dass ein Wirtschaftsteilnehmer, der eine spezialisier-
te Metasuchmaschine wie die im Ausgangsverfahren
fragliche ins Internet stellt, die Gesamtheit oder einen
wesentlichen Teil des Inhalts einer durch diesen Art. 7
geschutzten Datenbank weiterverwendet, sofern die-
se spezialisierte Metasuchmaschine dem Endnutzer
ein Suchformular zur Verfugung stellt, das im Wesent-
lichen dieselben Optionen wie das Suchformular der
Datenbank bietet; die Suchanfragen der Endnutzer ,in
Echtzeit” in die Suchmaschine Ubersetzt, mit der die Da-
tenbank ausgestattet ist, so dass alle Daten dieser Da-
tenbank durchsucht werden, und dem Endnutzer die ge-
fundenen Ergebnisse unter dem Erscheinungsbild ihrer
Website prasentiert, wobei sie Dubletten in einem einzi-
gen Element zusammenfuhrt, aber in einer Reihenfolge,
die auf Kriterien basiert, die mit denen vergleichbar sind,
die von der Suchmaschine der betreffenden Datenbank
fur die Darstellung der Ergebnisse verwendet werden.

BGH

40. Urheberrechtsschutz von Werken der ange-
wandten Kunst

BGH. Urt. v. 13.11.2013. | ZR 143/12 — Geburtstagszug
OLG Schleswig, Urt. v. 22.06.2012, 6 U 74/10
LG Liibeck, Urt. v. 01.12.2010, 2 O 356/09

Leitsatze

1. An den Urheberrechtsschutz von Werken der an-
gewandten Kunst i.S. von § 2 | Nr. 4, Il UrhG sind
grundsatzlich keine anderen Anforderungen zu
stellen als an den Urheberrechtsschutz von Wer-
ken der zweckfreien bildenden Kunst oder des lite-
rarischen und musikalischen Schaffens. Es genlgt
daher, dass sie eine Gestaltungshdhe erreichen,
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die es nach Auffassung der fur Kunst empfangli-
chen und mit Kunstanschauungen einigermafien
vertrauten Kreise rechtfertigt, von einer ,kinstleri-
schen® Leistung zu sprechen. Es ist dagegen nicht
erforderlich, dass sie die Durchschnittsgestaltung
deutlich Uberragen (Aufgabe von BGH, GRUR
1995, 581 = WRP 1995, 908 — Silberdistel).

2. Bei der Beurteilung, ob ein Werk der angewandten
Kunst die fur einen Urheberrechtsschutz erforderli-
che Gestaltungshohe erreicht, ist zu berlicksichti-
gen, dass die asthetische Wirkung der Gestaltung
einen Urheberrechtsschutz nur begriinden kann,
soweit sie nicht dem Gebrauchszweck geschul-
det ist, sondern auf einer kinstlerischen Leistung
beruht. Dartber hinaus ist zu beachten, dass eine
zwar Urheberrechtsschutz begriindende, gleich-
wohl aber geringe Gestaltungshéhe zu einem ent-
sprechend engen Schutzbereich des betreffenden
Werkes fiihrt.

3. Der Anspruch auf Zahlung einer (weiteren) ange-
messenen Vergutung nach § 36 | UrhG a.F. oder
§ 3213, 11 2UrhG und § 32a | 1 UrhG ist bei der
Verwertung eines Werkes der angewandten Kunst,
das einem Geschmacksmusterschutz zuganglich
ist und die Durchschnittsgestaltung nicht deutlich
Uberragt, nicht fur Verwertungshandlungen begriin-
det, die bis zum Inkrafttreten des Geschmacksmu-
sterreformgesetzes vom 12. 3. 2004 am 1. 6. 2004
vorgenommen worden sind.

OLG

41. Zulassigkeit eines Filmzitats
OLG KélIn, Urt. v. 13.12.2013, 6 U 114/13
LG Kdln, Urt. v. 06.06.2013, 14 O 55/13

Leitsatz

Ein Zitat ist grundsatzlich nur zulassig, wenn es als Be-
legstelle oder Erorterungsgrundlage fiir selbststandige
Ausfuhrungen des Zitierenden erscheint (Anschluss an
BGH, GRUR 2008, 693 Tz. 42 f. - TV Total). Dies ist
nicht der Fall, wenn an ein Filmzitat lediglich eine pau-
schale Kritik des Urhebers des zitierten Werks geknipft
wird, ohne dass eine gedankliche Auseinandersetzung
mit dem Inhalt der zitierten Sequenz erfolgt.

42. Urheberrechtsvergiitung
OLG Hamm, Urt. v. 15.11.2013, 12 U 13/13
LG Bochum, Urt. v. 22.11.2012, 8 O 249/12

Leitsatze

1. Urheberrechtsvergiitungen nach § 54 UrhG sind
auch bei gesondert ausgewiesenem Hinweis im
Sinne des § 54d UrhG grundsatzlich unselbstandi-
ger Teil des Kaufpreises.

2. Eine durch die Ermafligung der Tarife mit Wirkung
fur die Vergangenheit verringerte Urheberrechts-
vergutung begrundet Ausgleichsanspriiche in der

Handelskette grundsatzlich nicht.

3. Fdr diesen Fall fehlt es an einer dem § 54 Il UrhG
entsprechenden gesetzlichen Regelung. Ein Han-
delsbrauch existierte jedenfalls bis zum Jahr 2008
nicht.

4. Aus § 54b Il UrhG ergibt sich die vorrangige Haf-
tung von Hersteller und Importeur flr die Zahlung
der Urheberrechtsvergiitung.

43. Haftung bei UrheberrechtsverstofRen Minderjah-
riger

OLG Hamburg, Urt. v. 07.11.2013, 5 U 222/10
LG Hamburg, Urt. v. 08.10.2010
Leitsatze

1. § 83211 BGB enthalt letztlich die gesetzliche Ver-
mutung einer Verantwortlichkeit, von der sich der
Aufsichtspflichtige zu entlasten hat. Bei Urheber-
rechtsverstoRen minderjahriger Kinder tragen des-
halb die Aufsichtspflichtigen die Darlegungs- und
Beweislast im Hinblick auf die ausreichende Auf-
klarung und Belehrung der Kinder.

2. Beieinem 15-jahrigen Jugendlichen kann eine Ent-
lastung des Aufsichtspflichtigen nicht in Betracht
kommen, wenn eine vorherige zielfiihrende Beleh-
rung Uberhaupt nicht stattgefunden hat.

3. Fir die Bemessung des zu erstattenden Schadens
kann auf bestehende Tarifwerke und insbesonde-
re GEMA-Tarife nicht zurlickgegriffen werden. Es
kommt lediglich eine Schatzung nach § 287 ZPO
in Betracht. Der Versuch, fir jeden denkbaren Mu-
siktitel einen individuell ausgestalteten Schadens-
ersatzbetrag zu finden, der den Besonderheiten
dieses einzelnen Musikstlicks gerecht wird (Alter,
Hitparadenplatzierung, Verkaufszahlen, Bekannt-
heit der Gruppe usw.), kann angesichts der Viel-
zahl der verfligbaren Musiktitel nicht gelingen bzw.
wilrde einen unangemessen hohen zeitlichen Auf-
wand mit sich bringen. Die Bemessung muss sich
daher an einer gewissen Pauschalierung pro Titel
orientieren. Hierbei kann ein jugendlicher Filesha-
rer nicht auf eine Stufe gestellt werden mit Anbie-
tern, die ein geschitztes Werk auf der Grundlage
eines Lizenzvertrags zu nutzen bereit waren, und
es missen unvertretbar hohe Betrage vermieden
werden.

44, Streitwert im einstweiligen Verfiigungsverfahren
tiber Urheberrechtsverletzung an Filmwerk

OLG Hamm, Beschl. v. 04.11.2013, 22 W 60/13
LG Bielefeld, Beschl. v. 27.08.2013, 4 O 76/13

Leitsatz

In Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfiigung,
die Urheberrechtsverletzungen im Bereich des Files-
haring Uber Internettauschbérsen betreffen, ist fir das
Unterlassungsbegehren ein Streitwert von 2.000,00 €
— gdfls. je geschitztem Musik- oder Filmwerk — ange-
messen.

Urheberrecht
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LG

45. Streaming ist keine unerlaubte Vervielfaltigung
LG KdlIn, Beschl. v. 24.01.2014, 209 O 188/13

Leitsatze

1. Das Streamen von urheberrechtlich geschutzten
Werken stellt keine unerlaubte Vervielfaltigung im
Sinne von § 16 UrhG dar. Mangels offensichtlicher
Rechtsverletzung kann daher eine Anordnung tber
die Zulassigkeit der Verwendung nicht ergehen.

2. st das Anordnungsverfahren nach Auskunftsertei-
lung durch den Internet-Provider erledigt, besteht
ein Rechtsschutzinteresse fir die Feststellung der
Rechtswidrigkeit einer bereits erfolgten Anordnung.

46. Anwendbarkeit des § 104 a UrhG im einstweili-
gen Verfiigungsverfahren

LG Hamburg, Beschl. v. 06.11.2013, 310 O 370/13
Leitsatze

1. § 104 a UrhG ist auch im einstweiligen Verfligungs-
verfahren anwendbar.

2. § 104 a UrhG begrindet eine § 32 ZPO vorge-
hende, ausschlieRliche Spezialzustandigkeit fur
Rechtsstreitigkeiten wegen Urheberrechtsverlet-
zungen im Sinne von § 97 | UrhG. Erfasst sind nicht
nur taterschaftliche Verletzungen, sondern auch
Begehungsformen als Gehilfe und Storer.

3. Fur § 104 a | UrhG kommt es darauf an, dass der
geschutzte Gegenstand nicht in einem Zusammen-
hang mit einer gewerblichen oder selbstandigen
beruflichen Tatigkeit des Verletzers verwendet wor-
den ist.

Urheberrecht


http://openjur.de/u/670657.html

nach oben zum Inhaltsverzeichnis >>>

CIPReport

Rechtsprechung / Wettbewerbsrecht

Rechtsprechung in Leitséitzen

BGH

47. Zulassige Nachahmung bei Ersatz- und Erweite-
rungsbedarf der Abnehmer

BGH. Urt. v. 24. 01 2013, 1 ZR 136/11 — Regalsystem
OLG KélIn, Urt. v. 22.06.2011, I-6 U 152/10

LG KéIn, Urt. v. 11.08.2010, 84 O 116/09

Leitsatze

1. Die Tatbestande des § 4 Nr. 9 lit. a und b UWG
bilden regelmaRig einen einheitlichen Streitgegen-
stand.

2. Die Beweiskraft des Tatbestands nach § 314 S. 1
ZPO bezieht sich auf Parteivorbringen tatsachlicher
Art; dazu gehort nicht die Beantwortung der Frage,
ob das nachgeahmte Produkt Uber wettbewerbliche
Eigenart verfugt.

3. Haben die Abnehmer wegen eines Ersatz- und
Erweiterungsbedarfs ein Interesse an der Ver-
fugbarkeit in der aulReren Gestaltung mit den Er-
zeugnissen des Originalherstellers kompatiblen
Konkurrenzprodukten (hier: Regalsysteme fir den
Einzelhandel), durfen Wettbewerber im Regelfall
nicht nach den Grundsatzen des wettbewerbs-
rechtlichen Leistungsschutzes auf abweichende
Produktgestaltungen verwiesen werden, die die
Verkauflichkeit ihrer Produkte im Hinblick auf den
Ersatz- und Erweiterungsbedarf beim Originalpro-
dukt einzuschranken.

OLG

48. Rufausnutzung durch Nachahmung einer Da-
menhandtasche

OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 27.06.2013, 6 U 27/13
LG Frankfurt, 20.12.2012, 2-3 O 354/12

Leitsatze (red.)

1. Richtet sich der Unterlassungsantrag gegen die
werbliche Darstellung eines Erzeugnisses, ent-
halt die im Antrag wiedergegebene Darstellung je-
doch nicht alle (fir die Beurteilung moéglicherweise
malgeblichen) Bestandteile der in der Werbung
verwendeten Darstellung, fehlt es an der erforder-
lichen Wiederholungs- bzw. Begehungsgefahr fur
die mit dem Antrag angegriffene Verletzungshand-
lung. (amtl.)

2. Die wettbewerbliche Eigenart eines Erzeugnisses
kann sich auch aus dem besonders originell wir-
kenden Gesamteindruck der Kombination einzelner
Merkmale ergeben, die jeweils fiir sich genommen
vorbekannt und gelaufig sind. (red.)

3. Die wettbewerbliche Eigenart eines Erzeugnisses
entfallt nicht nachtraglich dadurch, dass spater im
Marktumfeld eine Vielzahl ahnlicher Produkte vor-
handen sind, solange der Verkehr noch zwischen
Original und Nachahmung unterscheidet. (red.)

49. Rufausbeutung durch Nachahmung einer
Produktaufmachung unter Beriicksichtigung des
Schriftbildes der bekannten Bezeichnung des Origi-
nalproduktes

OLG KoIn, Urt. v. 16.08.2013, 6 U 13/13 — Aufmachung
von Waffelschnitten — .Knoppers*

LG KéIn, Urt. v. 19.12.2012, 84 O 205/12

Leitsatze (red.)

1. Eine nachschaffende Leistungsiubernahme liegt
dann vor, wenn sich die angegriffene Produktauf-
machung Uber die blole Ubernahme der gestalte-
rischen Grundidee hinaus auch in Bezug auf die
konkrete Umsetzung der gestalterischen Grund-
idee eines bekannten Produktes (hier: ,Knoppers®)
annahert, sofern die Ubernommenen Gestaltungs-
mittel diejenigen sind, die die wettbewerbliche Ei-
genart des Produktes ausmachen, fur das Schutz
beansprucht wird.

2. Fir eine Rufausbeutung reicht es nicht aus, dass
durch das Hervorrufen von Assoziationen an das
fremde Produkt lediglich Aufmerksamkeit erweckt
wird; hinzutreten muss vielmehr ein Element der
Unangemessenheit, das sich aus irrigen Vorstel-
lungen Dritter Uber die Echtheit der Nachahmung,
im Einzelfall allerdings — nicht nur bei Luxus-
produkten — auch daraus ergeben kann, dass der
Nachahmer durch Anlehnung an die bekannte Auf-
machung eines Produkts an dessen durch inten-
sive und langjahrige (Werbe-) Anstrengungen am
Markt erworbener Wertschatzung ohne angemes-
sene eigene Investitionen in anstoRiger Weise zu
partizipieren versucht.

3. Eine derartige Unangemessenheit liegt bei der Aus-
stattung eines Nachahmungsproduktes vor, das
trotz vorhandener Unterschiede in Einzelelemen-
ten im Gesamteindruck eine deutliche Anlehnung
an das bekannte Original erkennen lasst und so bei
den angesprochenen Verbrauchern zu einer durch
die Produktbezeichnung und die kleingedruckte
Herstellerangabe auf der Packungsriickseite nicht
verhinderten Ubertragung von Giitevorstellungen
fuhrt.

Wettbewerbsrecht
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